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PROCEDIMENTO N° ND201636
HOMOLOGAGAO DE ACORDO

I, RELATORIO

1 3 Das Partes

FRM FRANQUIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 08.781.810/0001-34, Volta Redonda, RJ,
representada por Van Erven, Sesto e Advogados Associados é o Reclamante do presente
Procedimento (a seguir nominado “Reclamante”).

R inscrita no CPF sob o n2 060 - 20.

é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).
2 Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <koni.com.br> (o “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 02 de julho de 2015 junto ao Registro.br.
3. Das Ocorréncias no Procedimento

A Reclamacdo foi recebida pela Secretaria Executiva da Camara de Solugdo de Disputas
Relativas a Nomes de Dominio (CASD-ND) do Centro de Solu¢do de Disputas em
Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual
(ABPI) em 14 de outubro de 2016.

Em 13 de outubro de 2016, foi confirmado o pagamento da taxa ABPI e dos honorarios
do Especialista.

Em 14 de outubro de 2016, a CASD-ND enviou solicitagdo de informacées ao NIC.br, a
qual foi respondida na mesma data.

Em 24 de outubro de 2016, a CASD-ND enviou a Reclamada intimacao acerca do inicio
de procedimento SACI-Adm em relacdo ao Nome de Dominio e para apresentacdo de
Resposta a Reclamagdo, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Em 7 de novembro de 2016, foi apresentada Resposta pela Reclamada, cujo
recebimento foi atestado pela CASD-ND. Em 9 e 16 de novembro de 2016, a CASD-ND
enviou a Reclamada Comunicagbes de Irregularidade na Resposta. Apds o envio de
documentos adicionais pela Reclamada, em 17 de novembro de 2016 a CASD-ND enviou
as partes Comunicacdo de Recebimento de Resposta.

Em 21 de novembro de 2016, a CASD-ND enviou as partes comunica¢dao de nomeag¢ao
de Especialista. O Especialista aceitou o encargo, foi devidamente constituido e
apresentou Declaracdo de Imparcialidade e Independéncia. Em 30 de novembro de
2016 o procedimento foi transmitido ao Especialista, o qual atestou que os requisitos
estabelecidos no Regulamento da CASD-ND estavam atendidos.

Em 6 de dezembro de 2016, a CASD-ND comunicou ao Especialista o recebimento de
manifestacao da Reclamada, acompanhada de Termo de Acordo, por meio do qual foi
ajustada a transferéncia onerosa do Nome de Dominio da Reclamada em favor do

Reclamante,
4. Das Alegagoes das Partes
a. Do Reclamante

O Reclamante formulou as seguintes alegagoes:

- O Reclamante é titular de registros e pedidos de registro para marcas contendo os
termos “cone” e “koni”, no Brasil, na classe 43, incluindo o registro de numero
829097775 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a marca
KONI STORE, a qual é utilizada para identificar restaurante de sucesso na cidade do Rio
de Janeiro;

- O Nome de Dominio se encontra registrado em nome da Reclamada desde 02 de julho
de 2016 e atualmente nao esta sendo utilizado;

- A Reclamada detém 909 nomes de dominio registrados em seu CPF, tendo como
atividade o registro de nomes de dominio para revenda;

- O Nome de Dominio reproduz integralmente a marca KONI e parcialmente a marca
KONI STORE, ambas de propriedade do Reclamante;

- O registro de nome de dominios contendo marca de terceiros caracteriza uso indevido
de marca e, portanto, é passivel de ser anulado. Principalmente se demonstrada
auséncia de legitimidade da parte que registra o dominio, assim como a ma-fé no ato de
registrar o dominio, bem como a possibilidade de serem causados prejuizos ao titular da
marca anterior, em decorréncia dessa utilizagao indevida.

- A Reclamada tenta se aproveitar do reconhecimento de marcas famosas para
comercializar nomes de dominio formados por tais marcas, constituindo tal ato, por si
50, clara ma-fé.

- A Reclamada ja foi parte em outro procedimento perante esta CASD-ND, no qual saiu
vencida, tendo a r. Especialista determinado a transferéncia do nome de dominio
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registrado indevidamente por ela. A simples leitura dessa decisao anterior nao deixa
duvidas quanto a forma de atua¢do da Reclamada, uma vez que dentre os nomes de
dominio por ela registrados encontram-se “piratas-do-caribe.com.br”, “sky-cell.com.br”,
“robocop.com.br”, “karatekid.com.br”, “multilock.com.br”, etc.
- A Reclamada nao tem como alegar qualquer fato que a legitime a ser titular do nome
de dominio em questdo.

- Por fim, o Reclamante requer que o nome de dominio questionado lhe seja
transferido.

Da Reclamada

A Reclamada formulou as seguintes alegagoes:

- Abdica de apresentar uma defesa formal do mérito da presente disputa em face da sua
total descrenga na imparcialidade do CSD-PI. O sistema SACI-Adm foi criado com base
no UDRP, com o intuito de coibir exclusivamente casos flagrantes de cybersquatting.
Contudo, ha muito esses procedimentos vém expandindo sua interpretagdo, tornando-
se mais elasticos, Nao importa para o Centro se o dominio é generico, se o Reclamante
tem uma marca “fraca”, se existem outras empresas coexistindo com a mesmo nome.
Nao importa se o Reclamado ndo anunciou o dominio para venda, se ndao entrou em
contato com o Reclamante, se ndo lucrou com a marca alheia. Nao importa se existem
centenas de outras extensoes de nomes de dominio nas quais o Reclamante possa
registrar seu nome. Também nado importa que o nome de dominio em disputa estivesse
livre para registro apos o Reclamante ter feito o depdsito da marca, mas este nao tenha
manifestado interesse em registra-lo a época. Nao importa que exista um mercado de
dominios global, e que existam razdes objetivas para que dominios curtos e memoraveis
alcancem precos elevados. Para o Centro, a tinica coisa que importa mesmo e: parece
venda, € ma-fé. Diante desta interpretagao, ndo resta outra via a Reclamada sendo a de
recorrer ao judicidrio tdo logo seja proferida a decisao em favor do Reclamante.

- Embora tente coibir (sem sucesso) a existéncia de um mercado de nome de dominios,
o Centro acabou por criar um outro, artificial, onde o Reclamante, cumprindo requisitos
minimos de uso do nome, paga um preco fixo pelo dominio desejado, qual seja, o valor
da taxa do procedimento SACI-Adm.

- Recorrera judicialmente em todos os casos apresentados contra ela.

Dos Termos do Acordo

Em 5 de dezembro de 2016, a Reclamada informou a CASD-ND ter assinado acordo com
o Reclamante (“Acordo”), na mesma data, tendo por objeto regular a cessao do Nome
de Dominio. O Acordo pode ser resumido nos seguintes termos:

- O Nome de Dominio é adquirido pelo Reclamante pelo valor total de RS 12.000,00
(doze mil reais), a ser pago em duas parcelas iguais de RS 6.000,00 (seis mil reais) cada,
vencendo, respectivamente, em 5 (cinco) e 30 (trinta) dias apds a assinatura do Acordo;
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- A transferéncia do Nome de Dominio terd inicio 3 (trés) dias Gteis apos a assinatura do
Acordo e o pagamento da primeira parcela, condicionado a homologacao deste
Especialista;
- A Reclamada tera 3 (trés) dias Uteis para cumprir com cada etapa da transferéncia do
Nome de Dominio exigida pelo orgdo de registro respectivo;
- Efetivada a transferéncia, as partes deverdo requerer em 3 (trés) dias uteis o
arquivamento do presente procedimento, com a desisténcia da Reclamacdo pelo
Reclamante, devido a perda de objeto;
- O atraso no pagamento devido pelo Reclamante fara incidir multa contratual de 20%
(vinte por cento), juros moratérios de 1% (um por cento) ao més e corre¢ao monetaria
pelo IGP-M, todos calculados pro rata;
- O atraso superior a 30 (trinta) dias no requerimento da transferéncia pela Reclamada
importa na resolugdo contratual do Acordo, a critério exclusivo do Reclamante, com
devolu¢do dos valores pagos com corregdo monetaria pelo IGP-M e juros de 1% (um por
cento) ao més, sem prejuizo das multas contratuais;
- Com o adimplemento das obriga¢ées do Reclamante previstas no Acordo, a Reclamada
renuncia a todo e qualquer direito sobre o Nome de Dominio, nada mais podendo
requerer do Reclamante, judicial ou extrajudicialmente;
- Com o adimplemento das obriga¢Ges da Reclamada previstas no Acordo, o Reclamante
renuncia a todo e qualquer direito contra a Reclamada relacionado ao Nome de
Dominio, nada mais podendo requerer desta, judicial ou extrajudicialmente:
- A Reclamada reconhece ndo possuir quaisquer direitos sobre as marcas do
Reclamante, em especial sobre a marca KONI STORE;

- As partes elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro — Rl para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do Acordo.

1. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com o item 10.8 do Regulamento da CASD-ND e do
artigo 232 do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista homologa o Acordo firmado pelas partes
e determina que o Nome de Dominio em disputa <koni.com.br> seja transferido para o
Reclamante.

O Especialista solicita a Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique as Partes, seus
respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisio de Mérito, nos termos
do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Porto Alegre, 10 de japeiro de 201
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